Sygn. akt XXII GWz 20/20 [p-1]
POSTANOWIENIE
Dnia 28 lipca 2020 roku
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej w skladzie:

Przewodniczacy  sedzia Marian Kociotek (spr.)

Sedziowie Agnieszka Matlak, (del.) Krzysztof Kurosz

po rozpoznaniu  lipca 2020 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. Sp. z 0.0. w Krakowie

z udziatem Firma Handlowo Ustugowo Produkcyjna ,,B. Sp.j. w Tarnowie
o udzielenie zabezpieczenia

oraz sprawy z powodztwa gltéwnego B. Sp. z 0.0. w Krakowie

przeciwko Firma Handlowo Ustugowo Produkcyjna ,,B. Sp.j. w Tarnowie
o ochroneg z rejestracji wzoru wspolnotowego

oraz z powddztwa wzajemnego Firma Handlowo Ustugowo Produkcyjna ,B. Sp,j.
w Tarnowie

przeciwko B. Sp. z 0.0. w Krakowie

o stwierdzenie niewazno$ci wzoru wspolnotowego

na skutek zazalenia Firma Handlowo Ustugowo Produkcyjna ,,B. Sp.j. w Tarnowie

na postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia
2020 roku, sygn. akt XXII GWwp 39/19

postanawia:

1. sprostowac oczywista omytke pisarska w komparycji postanowienia z dnia 24

kwietnia 2020 roku wydanym przez Sad Okregowy w Warszawie pod sygn. akt XXII
GWwp 39/19 w ten sposob, ze przed okresleniem przedmiotow spraw dodac kolejny
przedmiot ,,sprawy z wniosku B. Sp. z 0.0. w Krakowie z udzialem Firma Handlowo
Ustugowo Produkcyjna ,,B. Sp.j. w Tarnowie o udzielenie zabezpieczenia”,

2. oddali¢ zazalenie.

sedzia Agnieszka Matlak  sedzia Marian Kociotek sedzia del. Krzysztof Kurosz



Sygn. akt XXI11 GWz 20/20 [p-1]

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2020 roku Sad Okr¢gowy w Warszawie Wydziat
XXII Sad Unijnych Znakow Towarowych i Wzoréw Wspolnotowych w sprawie pod sygn.
akt XXII GWwp 39/19 udzielit B. Sp. z 0.0. w Krakowie (dalej jako B.) zabezpieczenia
roszczen o:
a) zakazanie Firmie Handlowo Ustugowo Produkcyjnej "B. Sp.j. w Tarnowie (dalej jako B.)
naruszania praw do wzoru wspolnotowego numer 006202198-0039, polegajacego na
uzywaniu tego wzoru, w tym oferowaniu (takze za posrednictwem Internetu), reklamowaniu
(takze za posrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz sktadowaniu w celach
wskazanych ponizej produktow w postaci blachodachéwek modutowych o ksztalcie i cechach
identycznych lub zblizonych w sposob nie wywotujacy ogdlnego odmiennego wrazenia do
ww. wzoru, w tym obecnie reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez
obowigzanego blachodachowek modutowych pod nazwa handlowg OPUS,
b) zniszczenie bedacych w posiadaniu obowigzanego blachodachowek modutowych
opisanych jak pod lit. a. ponizej, w tym blachodachowek modutowych obecnie oferowanych,
reklamowanych i wprowadzanych do obrotu pod nazwa handlowa OPUS,
C) zniszczenie bedacych w posiadaniu obowigzanego wszelkich materiatow informacyjno-
reklamowych (takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczacych blachodachowek
modutowych opisanych jak pod lit. a ponizej, w tym blachodachowek modulowych obecnie
oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwang pod nazwag
handlowg OPUS,
poprzez:
1. zakazanie Firmie Handlowo Ustugowo Produkcyjnej "B. Sp.j. w Tarnowie, na czas trwania
postepowania, naruszania prawa do wzoru wspolnotowego o numerze 006202198-0039, o

wygladzie:




polegajacego w szczego6lnoSci na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu (réwniez za
posrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz skladowaniu w celu oferowania
(rowniez za posrednictwem Internetu) blachodachéwek modutowych wprowadzonych
obecnie do obrotu przez pozwang pod nazwa OPUS, charakteryzujacych si¢ tym, ze:

a. maja wyglad nachodzacych na siebie pod katem zblizonym do kata prostego dwoch ptyt
blaszanych uksztaltowanych w ten sposdb, ze przypominajg polozone obok siebie w linii
poziomej dachowki,

b. elementy wypukte na ptytach przypominaja dachowki, a wzdluzne przettoczenia
przypominajg linie ich faczenia,

c. wzdhuzne przettoczenia tworza rowny, biegnacy w jednej linii uktad,

d. lewy bok blachodachowek zakonczony jest elementem wypuklym przypominajacym
dachéwke,

e. prawy bok blachodachowek zakonczony jest listwa,

f. w miejscu zakonczenia wzdluznych przetloczen na przedniej krawedzi znajduja si¢
zaokraglone wypusty,

g. w miejscu zakonczenia wzdluznych przettoczeh na tylnej krawedzi znajduja sie
zaokraglone wglebienia,

h. powierzchnia blachodachowki nie posiada elementow mocujacych ani otwordéw
montazowych, jest gtadka i jednolita,

w  szczegbdlnosci  blachodachowek modulowych reklamowanych, oferowanych 1

wprowadzanych do obrotu przez obowigzanego, o wygladzie:



2. zajecie na czas trwania postepowania stanowigcych wiasnos¢ obowigzanego i znajdujacych
si¢ w jego posiadaniu blachodachowek modulowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez
obowigzanego pod nazwa ,,OPUS”, o cechach i wygladzie przedstawionym w pkt 1.,
znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej i
magazynowania towaréw pod adresem: ul. (...),(...)T. oraz we wszelkich innych miejscach
ustalonych przez komornika wykonujacego zabezpieczenie;
3. zajecie na czas trwania postepowania stanowigcych wlasno$¢ obowigzanego wszelkich
materiatow informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki),
dotyczacych blachodachéwek modutowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez
obowigzanego pod nazwag ,,OPUS” o cechach i wygladzie przedstawionym w pkt 1.,
znajdujacych si¢ aktualnie w miejscu prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci pod
adresem: ul. (...),(...)T. oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika
wykonujacego zabezpieczenie.

Sad Okregowy wskazal, iz postanowienie zostalo wydane na skutek wniosku o

zabezpieczenie roszczen z dnia 5 wrzesnia 2019 r., ztozonego przez B. w sprawie o sygn. akt
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XXII GWo 73/19. Co prawda, w dniu 9 wrzesnia 2019 r. Sad Okregowy udzielit
zabezpieczenia z tego wniosku, jednak rozpatrujgc zazalenie na to postanowienie Sad
Apelacyjny w dniu 3 kwietnia 2020 r. odrzucit je, stajac na stanowisku, Ze nie istnieje
zaskarzone postanowienie Sadu Okregowego. Niemniej, w konsekwencji uzyskania
zabezpieczenia roszczen, B. wnidst w dniu 2 pazdziernika 2019 r. przeciwko B. pozew o
zakazanie B. naruszania praw do wzoru wspolnotowego, a juz w trakcie procesu w dniu 4
lutego 2020 r. B. ztozyt przeciwko B. pozew wzajemny o stwierdzenie niewaznos$ci wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego na rzecz pozwanego wzajemnego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod numerem: 006202198-0039. Sprawa ta jest
prowadzona pod sygn. akt XXII GWwp 39/19. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r.
Sad Okregowy potaczyt sprawe XXII GWo 73/19 do wspolnego rozpoznania i
rozstrzygniecia ze sprawg z powodztwa B. przeciwko B. o ochron¢ praw do wzorow
wspolnotowych o sygn. akt XXII GWwp 39/19.

Sad Okregowy ustalit, iz B. jest wiascicielem wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w
Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante pod nr 6202198-0039,
zgloszonego i zarejestrowanego 8 lutego 2019 r. przedstawiajacego w szeSciu rzutach

pokrycia dachowe, dachowki o wygladzie:

0039.1

0039.2

0039.3 0039.4



0039.5 0039.6
Wzér ten jest wykorzystywany przez B. w produkcji blachodachowek, ktorych ksztatt
pozwala na ich taczenie w taki sposéb, ze przettoczenia kolejnych moduléw w petni
pokrywaja sie, co nie bylo dotychczas spotykane (przettoczenia byly przesunigte wzgledem
siebie). Montaz blachodachéwek wedlug wzoru jest mozliwy bez widocznych elementow
mocujacych i otworow montazowych. Cechy te sprawiaja, ze powierzchnia pokrycia
dachowego jest idealnie gtadka i daje efekt jednolitej tafli, dzigki czemu blaszane pokrycie
dachowe jest mniej zauwazalne w calosci konstrukcji budowlanej, bardziej eleganckie i
1zejsze wizualnie.

Z Kkolei B. wprowadzit do swojej oferty blachodachowke modulowa o nazwie

handlowej ,,OPUS” o wygladzie:

Jest ona prezentowana i oferowana do sprzedazy na stronie internetowej obowigzanej pod
adresem http:// (...).pl/pl/, na ktorej dostgpna jest rowniez karta produktu z jego parametrami
technicznymi. Wzor uzyty w produkcie blachodachéwki OPUS jest identyczny z chronionym
na rzecz B. wzorem wspolnotowym, nie r6znigc si¢ od niego zadnymi elementami, ktore w
jakikolwiek sposob zmieniatyby sposob jego odbioru przez uzytkownika tego typu produktow.

Posiada wszystkie cechy wzoru wspolnotowego, tj:


http://blachodach.pl/pl/

a. biegnacy w jednej linii uktad wzdhuznych przettoczen (wzdtuznych ,,rowkow” migdzy

elementami imitujgcymi dachowki),

b. lewa krawedz stanowi zewnetrzna krawegdz powierzchni imitujacej dachowke,

c. prawa krawedz stanowi listwe biegnaca wzdtuz przettoczenia,

d. zaokraglone wypusty w miejscu zakonczenia wzdluznych przettoczenh na przedniej

krawedzi,

e. zakonczenie krawedzi przedniej jest odgiete na zewnatrz i ku gorze,

f. w miejscu zakonczenia wzdluznych przettoczen na tylnej krawedzi znajdujg sie

zaokraglone wglebienia.

Zdaniem Sadu Okregowego, B. uprawdopodobnil, ze jego wzor wspolnotowy o numerze
006202198-0039 jest nowy oraz posiada indywidulany charakter, wzigwszy pod uwage nie
tylko material zgromadzony we wniosku o zabezpieczenie przed wszczgciem postgpowania,
ale tez ten zalaczony do pozwu i pozwu wzajemnego.

Zdaniem Sadu Okregowego powdd wzajemny/pozwany gldéwny nie przedstawit zadnych
dowodow na potwierdzenie faktu, ze przystuguje mu prawo korzystania ze wzoru
wspolnotowego na podstawie regulacji o uzywaczu uprzednim, w szczegdlnosci brak jest
chocby szkicu, rysunku wzoru blachodachéwki, ktéra miata by¢ planowana do wdrozenia w
2017 roku. Rysunek techniczny z datg 9 listopada 2017 roku, nie przedstawia bowiem wzoru
blachodachéwki, ktory moze by¢ pordwnany z wzorem wspdlnotowym nalezacym do powoda
glownego. Ten rysunek techniczny, jak slusznie zauwaza powdd gtowny, nie wskazuje aby
dotyczyt wzoru blachodachéwki OPUS lub innej blachodachéwki cechujacej sie elementami
zastrzezonymi we wzorze wspolnotowym powoda gtownego, gdyz przedstawia jedynie jeden
rzad plyty blaszanej, a wzoér wspolnotowy powoda gltownego oraz wzor zawarty w
blachodachéwce OPUS charakteryzuja si¢ tym, ze maja wyglad nachodzacych na siebie pod
katem zblizonym do kata prostego dwodch plyt blaszanych uksztattowanych w ten sposob, ze
przypominaja potozone obok siebie w linii poziomej dachoéwki. Tak wigc rysunek
przedstawia projekt blachodachowki jednomodutowej, a wzoér zawarty w blachodachowce
OPUS 1 wzdér powoda gltoéwnego przedstawiaja produkt dwumodutowy. Takze w
rozpowszechnionych przez siebie materiatach reklamowych pozwany gléwny zamiescit
rysunek przekroju poprzecznego blachodachowki inny niz na rysunku z 9 listopada 2017
roku. Sad Okregowy podzielit zastrzezenia powoda gldéwnego do twierdzen pozwanego
gléwnego, jakoby umowy z 16 wrzesnia 2017 roku i1 17 listopada 2017 roku dotyczyty
dostawy maszyny stuzacej do produkcji blachodachéwki OPUS. Maszyna objeta tym

kontraktem miala by¢ dedykowana dla jednomodutowego produktu, ktéry zostat
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przedstawiony na rysunku w korespondencji pomigdzy pozwanym gldownym, a producentem,
nie majacym nic wspolnego z wizerunkiem blachodachéwki OPUS.

Zdaniem Sadu Okrggowego powdd wzajemny/pozwany gtdéwny nie uprawdopodobnit
wczesniejszego ujawnienia wzoru OPUS, ktory miatby zniweczy¢ nowos¢ lub indywidulany
charakter wzoru wspdlnotowego o numerze 006202198-0039. Uznat racje powoda gtownego,
ktéry podniost, ze przedstawione przez pozwanego glownego przyktady dotycza w
przewazajacej wickszosci blachodachéwek jednomodutowych, co zasadniczo rézni te wzory
od wzoru powoda gtownego. Réznice wystepuja takze przy bardziej szczegoétowej ocenie i
poréwnaniu przedstawionych przykladow. Cze$s¢ materiatow przedstawionych przez
pozwanego gldéwnego nie jest opatrzona data, co stato si¢ kolejng przeszkoda do stwierdzenia
z jakiego okresu pochodzg, a tym samym czy mozna w ogole mowi¢ o wczesniejszym
ujawnieniu rozwigzania, mogacego zniweczy¢ nowos¢ lub indywidualny charakter
chronionego wzoru powoda gtownego.

Sad Okregowy podzielit poglad powoda wzajemnego/pozwanego gtownego, ze dowdd
na wyjawienie wzoru przeciwstawionego, ktory niweczy nowos¢ lub indywidulany charakter
wzoru wspdlnotowego musi pozwoli¢ na ustalenie daty wyjawienia tego wzoru. Jednak
powdd wzajemny przedstawil dowody, ktore nie tylko nie potwierdzaja istnienia rozwigzan
niweczacych nowos$¢ lub indywidualny charakter wzoru wspdlnotowego powoda gtéwnego,

to jeszcze brak jest mozliwosci zidentyfikowania daty z jakiej pochodzg. Fakty te nie

wynikaja réwniez z przedlozonych filméw pobranych ze strony internetowej www. (...).com,
gdyz nie sg one osadzone w jakimkolwiek okresie czasowym.

Sad Okregowy zgodzit si¢ z powodem gtownym/pozwanym wzajemnym, ze powdd
wzajemny/pozwany gléwny nie wskazat jakie fakty §wiadcza, ze przeciwstawiony wzor
wspolnotowy o numerze 003234525-0001 niweczy nowos¢ i1 indywidualny charakter wzoru
wspoOlnotowego powoda gltéwnego. W szczegdlnosci powdd wzajemny nie wskazuje jakie
istotne cechy z wczesniejszego wzoru o numerze 003234525-0001 przejmuje wzor
pozwanego wzajemnego. Nie wskazal takze na jakiej podstawie twierdzi, ze w dacie
zgloszenia wzor powoda gtdéwnego nie miat indywidualnego charakteru, ani co $wiadczy¢ ma
o tym, ze z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika, ogdlne wrazenie tego wzoru nie
rézni si¢ wyraznie od ogdlnego wrazenia wywotywanego przez wzor wspdlnotowy o numerze
003234525-0001.

Zdaniem Sadu Okrg¢gowego ma racje powod gtowny, ze z bezposredniego pordwnania
wygladu wzoru przeciwstawionego 1 wzoru wspolnotowego powoda gtdéwnego wynika, ze

r6znig si¢ one w elementach, ktore nie sposéb uzna¢ za niezauwazalne w ich ogdlnym
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http://www.youtube.com/

odbiorze. Powod wzajemny/pozwany gtowny podnidst zarzut niewaznosci wzoru pozwanego
wzajemnego, opierajagc go w sposob zbiorczy na rzekomo wczesniejszym ujawnieniu tego
wzoru w produktach przedstawionych w pozwie wzajemnym i zobrazowanych —w
dotaczonych zalacznikach. Powod wzajemny/pozwany gtowny twierdzi, ze przedstawione
tam produkty zostaly ujawnione z datg wczesniejsza od daty pierwszenstwa wzoru
006202198-0039 i posiadaja z nim liczne cechy wspolne, co skutkuje brakiem
indywidualnego charakteru wzoru. Powod wzajemny wymienia przy tym nastepujace cechy:
a. wyglad nachodzacych na siebie pod katem zblizonym do kata prostego dwoch piyt
blaszanych uksztaltowanych w ten sposob, ze przypominaja potozone obok siebie w linii
poziomej dachowki,

b. elementy wypukle na ptytach przypominaja dachéwki, a podluzne przetloczenia
przypominajg linie ich taczenia,

c. lewy bok blachodachéwek zakonczony jest elementem wypuklym przypominajacym
dachowke,

d. prawy bok blachodachowek zakonczony jest listwa,

e. powierzchnia blachodachowki nie posiada elementdéw mocujacych ani otworow
montazowych, jest gtadka i jednolita.

Zdaniem Sadu Okregowego w tym zestawieniu brak jest odniesienia miedzy
wskazanymi powyzej cechami a wzorami zawartymi w produktach przedstawionych przez
powoda wzajemnego. Nie sposob zatem stwierdzi¢, czy wszystkie te wzory miatyby
wykazywa¢ wskazane cechy tacznie, czy tylko wybrane z nich posiadaja niektore z
wymienionych powyzej elementoéw. Aby podwazenie nowosci lub indywidualnego charakteru
bylo skuteczne, wszystkie elementy znaczace z perspektywy tych cech musi zawiera¢ jedno
rozwigzanie.

Sad Okregowy zwrocit uwage, iz pozwany wzajemny/powod gtowny odnoszac si¢ do
zaprezentowanych w pozwie wzajemnym wzorow blachodachéwek o nazwach handlowych
Novatic Slate, Slate 2000 oraz Pantile 2000, stusznie twierdzi, ze nie sposob dokonac
doktadnego poroéwnania wzordéw, albowiem fotografie sa niewyrazne i nie sposob okresli¢ nie
tylko jak przedstawia si¢ ich calo$ciowy wyglad, ale tez jak zostaly potaczone ich
poszczegOlne elementy. Nawet jednak dokonujac bardzo pobieznego ogladu mozna
stwierdzi¢, ze nie posiadajg one cech zbieznych z kwestionowanym wzorem.

Podsumowujac Sad Okregowy stwierdzit, iz uzywanie przez pozwanego gldéwnego
wzoru pokrycia dachowego o nazwie handlowej OPUS stanowi naruszenie praw wytacznych

powoda gldwnego w sposob okreslony w art. 10 rozporzadzenia. Powodowi gtéwnemu stuza
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zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do dziatania naruszyciela sankcji zakazowych
1 usuniecie skutkoéw naruszenia, stosownie do przepiséw art. 88 ust.1 rozporzadzenia oraz art.
286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia. Powdd gtowny nalezycie uprawdopodobnit
takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Konieczne jest zapewnienie powodowi
glownemu ochrony przyshugujacych mu praw wytacznych, gdyz pozwany gléwny narusza te
prawa narazajac powoda gtéwnego na szkodg w postaci obnizenia wynikow sprzedazy produktu
zawierajacego wzor wspolnotowy. Zadane sposoby zabezpieczenia sa adekwatne do
dochodzonych roszczen. Zapewnig powodowi gtownemu nalezyta ochrone prawna, a pozwanego
glownego nie obcigzg ponad potrzebe. Pozwany gtowny moze oferowac i wprowadza¢ do obrotu
produkty, ktore nie naruszaja praw wylacznych ani interesow gospodarczych osob trzecich. (art.
730w zw. zart. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Powyzsze postanowienie zaskarzyt zazaleniem B. zarzucajac skarzonemu
postanowieniu:
A naruszenie art. 730" § 1 k.p.c. w zw. z art. 89 ust. 1 lit. a i 90 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych w zw. z
art. 22 ust. 1 i 2 rozporzadzenia 6/2002 poprzez bledne przyjecie, ze uprawniony
uprawdopodobnil roszczenia, ktorych zabezpieczenia si¢ domagal, podczas gdy w
przedmiotowym stanie faktycznym obowigzanemu przystuguje prawo uprzedniego uzywania
uprawniajagce go do wykorzystania wzoru. Obowigzany bowiem przed data dokonania
zgloszenia wspolnotowego wzoru o nr 006202198-0039, w dobrej wierze uczynit powazne 1
skuteczne przygotowania do uzywania wzoru obejmujacego zakres ochrony zarejestrowanego
wzoru wspolnotowego, co per se wyklucza naruszenie przez obowigzanego prawa z
rejestracji wspolnotowego wzoru o nr 006202198-0039;
B. naruszenie art. 730" § 1 k.p.c. w zw. z art. 89 ust. 1 lit. a i art. 90 ust. 1 rozporzadzenia
6/2002 oraz w zw. art. 25 ust. 1 pkt b) w zw. z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 90 ust 2
rozporzadzenia 6/2002, poprzez biedne przyjecie, ze Uprawniony uprawdopodobnit
roszczenia, ktorych zabezpieczenia si¢ domagal, podczas gdy wspolnotowy wzoér o nr
006202198-0039 byl pozbawiony zdolnosci rejestrowej w dacie zgloszenia do rejestracji,
dlatego tez nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek roszczen, - jednocze$nie Obowigzany,
zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002 postawit zarzut niewazno$ci wspolnotowego
wzoru o nr 006202198- 0039;
C. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny

przedtozonych dowodow;
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D. naruszenie art. 730' § 1 k.p.c. w zw. z art. 19 w zw. z art. 10, art. 90 ust 1 oraz art. 89
ust. 1 lit. a rozporzadzenia 6/2002, poprzez btedne przyjecie, ze uprawniony uprawdopodobnit
roszczenia, ktorych zabezpieczenia si¢ domagal, podczas gdy w przedmiotowym stanie
faktycznym zachowanie obowigzanego nie wyczerpuje znamion naruszenia prawa z
rejestracji  wspdlnotowego wzoru o nr 006202198-0039, uzywanie bowiem przez
obowigzanego blachodachowek OPUS wywotuje u poinformowanego uzytkownika inne
ogo6lne wrazenie niz wspolnotowy wzér o nr 006202198-0039;

E. naruszenie art. 730" § 1 i 2 k.p.c. poprzez bledne przyjecie, ze uprawniony
uprawdopodobnit interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia roszczen w sprawie niniejsze;j;
F. naruszenie art. 755 §2 (1) k.p.c. w zw. z art. 731 k.p.c. poprzez udzielenie
zabezpieczenia zmierzajacego do zaspokojenia roszczenia zakazowego w sytuacji, gdy nie
jest to konieczne do odwrdcenia grozacej szkody lub innych niekorzystnych dla
uprawnionego skutkow.

W konkluzji skarzacy wnidst o zmiang zaskarzonego postanowienia poprzez oddalenie
wniosku o udzielenie zabezpieczenia w catosci, ewentualnie uchylenie zaskarzonego
postanowienia 1 przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Okregowemu w
Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakow Towarowych i Wzoréw Wspolnotowych.

Uprawniony wniost o oddalenie zazalenia w catosci.

Sad Okregowy zwazyl.

Zaskarzone postanowienie zapadto na skutek wniosku uprawnionego B. Sp. z 0.0. w
Krakowie skierowanego przeciwko Firma Handlowo Ustugowo Produkcyjna ,,B.  Sp.j. w
Tarnowie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczeciem postgpowania. Pomimo potaczenia
tego wniosku ze sprawg pomiedzy tymi samymi stronami o ochron¢ z rejestracji wzoru
wspolnotowego obie sprawy s3 nadal sprawami odrgbnymi a tylko tacznie rozpoznawanymi.
Istnienie sprawy o zabezpieczenie roszczenia przed wszczeciem postgpowania winno byc
wykazane w komparycji postanowienia. A poniewaz postanowienie z dnia 24 kwietnia 2020
roku nie wykazuje tej sprawy nalezato brak ten sprostowaé na podstawie art. 350 §1 k.p.c., co
zostato uczynione w pkt 1 sentencji.

Zazalenie nie zasluguje na uwzglednienie.

Nie sg trafne twierdzenia obowigzanego, jakoby Sad I Instancji naruszyl przepisy art.
233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny przedtozonych dowodow. Sad I
Instancji wnikliwie przeanalizowal material dowodowy w sprawie, pamigtajac przy tym, ze na
etapie postgpowania o udzielenie zabezpieczenia, ocena tego materialu nie jest jeszcze

ostateczna. Sad Okregowy podziela ustalenia oraz ocen¢ roszczenia dokonang przez Sad I
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Instancji. Analizujagc zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., wskaza¢ nalezy, ze analiza
uzasadnienia postanowienia Sad I Instancji, wbrew temu co twierdzi skarzacy, nie daje
podstaw do takiego twierdzenia. Ocena tego zarzutu w kontekscie przytoczonego fragmentu
uzasadnienia, w potaczeniu z analizg przedstawionych dowoddw, a mianowicie zdjgé
przedstawionych przez uprawnionego zarowno w zatgczniku 14 do wniosku o zabezpieczenie
jak i tych przedstawionych w zataczniku 15 lub 17 wniosku o zabezpieczenie — identycznych
zreszta z tymi przedstawionymi w zalaczniku 14 - prowadzi¢ musi do tego samego
stwierdzenia, ze blachodachéwka OPUS oferowana przez obowigzanego na zorientowanym
uzytkowniku wywoluje podobne wrazenia jak wzdér wspdlnotowy uprawnionego. Zatem
whnioski, jakie z analizy zaprezentowanego przez uprawnionego materialu dowodowego
wyprowadza Sad Okregowy, sg zbiezne z tymi do jakich doszedt Sad I Instancji.

Kontynuujac watek odbioru wrazenia uzytkownika blachodachowek - za niezasadny
uzna¢ nalezy zarzut skarzacego, iz uzywanie przez obowigzanego blachodachowek OPUS
wywoluje u poinformowanego uzytkownika inne ogolne wrazenie niz wspdlnotowy wzor o nr
006202198-0039. Skarzacy bowiem zarzuca, ze uzywanie przez Obowigzanego
blachodachéwek OPUS nie speinia przestanek naruszenia praw z rejestracji wzoru
006202198-0039, ze wzgledu na to, ze nie wywoluje ono na zorientowanym uzytkowniku
ogélnego wrazenia tozsamego z przedmiotem ochrony, W rozumieniu przepisow
rozporzadzenia. Obowigzany wskazuje przy tym, ze Sad | Instancji w sposob btedny dokonat
poréwnania wzordw, poniewaz w porownaniu powinien byl uwzgledni¢ posta¢ wzoru
obowigzanego opatrzong nazwa , Opus” oraz hastem reklamowym , you must have”.
Obowigzany jednak nie wyjasnia, z jakich wzgledéow Sad | Instancji powinien byt dokonaé
poréwnania ze wskazang przez obowigzanego postacig produktu. Zatem w tej materii nalezy
wskazac, ze nazwa ,,Opus”, czy umieszczone pod nig hasto reklamowe nie stanowig elementu
postaci produktu blachodachowki ,,Opus” 1 w zwigzku z tym pozostaja bez jakiegokolwiek
znaczenia dla oceny 1 poprzedzajacego ta ocen¢ poréwnania wzoru inkorporowanego w
produkcie obowigzanego ze wzorem uprawnionego. Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z
naruszeniem prawa do wzoru wspdlnotowego ma znaczenie wyglad postaci ocenianego
produktu przez pryzmat przejecia cech wzoru wspolnotowego, nie za§ to pod jaka nazwa
produkt naruszyciela jest wprowadzany do obrotu i jakie hasta reklamowe temu towarzysza.
Sad Okregowy zawraca uwage na ilustracje zawarte w punkcie 10 wniosku o zabezpieczenie,
gdzie wyraznie zostal przedstawiony produkt obowigzanego, co pozwala na dokonanie
analizy nie tylko jego ogoélnego wrazenia, ale rowniez wszystkich poszczegdlnych jego

elementdw 1 detali.
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Niemniej obowigzany podnosi, ze nalezaca do niego dachowka jest kazdorazowo
opatrywana w obrocie oznaczeniem OPUS. Wedlug obowigzanego taka wyrazna
identyfikacja jego produktu powoduje, ze zorientowany uzytkownik nie pomyli spornych
wzorow, poniewaz dachdéwka obowigzanego wywola na nim odmienne ogodlne wrazenie.
Takie twierdzenie obowigzanego jest calkowicie bez znaczenia dla oceny naruszenia prawa z
rejestracji wzoru wspolnotowego. Z punktu widzenia oceny, czy doszto do naruszenia wzoru
wspolnotowego istotne jest porownanie wzoréw, ewentualnie postaci produktéw, w ktorych
wzory te sg inkorporowane. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczno$¢, w jaki sposob
obowigzany oznacza t¢, kwestionowang przez Uprawnionego, posta¢ produktu tj.
blachodachowke OPUS. Obowigzany blednie odwotuje si¢ do przestanki oznaczania
produktu, ktéra moze mie¢ znaczenie dla oceny zarzutdéw formutowanych na innych
podstawach prawnych np. prawa znakéw towarowych, czy zwalczania nieuczciwej
konkurencji tj. ewentualnego wprowadzenia w btad. Okoliczno$¢ ta nie ma jednak zadnego
znaczenia przy ocenie faktu naruszenia prawa ze wzoru wspdlnotowego, a zadania
uprawnionego wywodzone s3a wlasnie z tej podstawy prawnej. Ustawodawca w sposob
wyrazny wskazal bowiem, ze wylaczne prawo z rejestracji wzoru wspolnotowego rozciaga si¢
na kazdy wzor, ktory nie wywotuje u poinformowanego uzytkownika innego ogdlnego
wrazenia. To wlasnie kryterium tozsamego ogdlnego wrazenia wywolanego przez wzor
inkorporowany w produkcie, a nie jego nazwa, czy stosowane hasta reklamowe dotyczace
produktu, jest decydujaca przestanka $wiadczaca o wkroczeniu w cudzy monopol prawny
wynikajacy ze wzoru, nie zas$ ryzyko pomylki odbiorcéw co do pochodzenia produktu, ktore
nie jest przedmiotem oceny w sprawach dotyczacych naruszenia praw z rejestracji wzoréw
przemystowych. Obowigzany z kolei nie zdotal wykaza¢, ze ogdlne wrazenie, jakie wywotuje
wzor zawarty w produkcie OPUS jest odmienne od ogdlnego wrazenia wywolywanego przez
wzOr uprawnionego.

Nieskuteczny jest zarzut obowigzanego opierajacy si¢ na zapisie art. 90 ust. 2
rozporzadzenia 6/2002 a sprowadzajacy si¢ do twierdzenia o niewaznosci wspolnotowego
wzoru o nr 006202198-0039. Co prawda obowigzany nie podwaza faktu zarejestrowania
przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej w Alicante na rzecz
uprawnionego wzoru pod nr 006202198-0039 to jednak jego zdaniem w dniu zgloszenia do
rejestracji wzor ten pozbawiony byt zdolnosci rejestrowej 1 to z dwoch powodow.

Pierwszy powdd, ujawniony juz w pozwie wzajemnym o stwierdzenie niewaznos$ci
wzoru wspolnotowego, zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci

Intelektualnej pod nr 006202198-0039 (pozew wzajemny — k. 600-611) sprowadzajacy si¢ do
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ujawienia wczesniejszego zarejestrowania wzoru wspolnotowego o numerze 003234525-
0001. Zdaniem B. ze $wiadectwa ochronnego na wzoér wspolnotowy o numerze 003234525-
0001 wydanym na rzecz S.C. (...) strl w B. w R. wynika, ze wzodr ten zostat zarejestrowany z
pierwszenstwem od dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo z rejestracji na ten wzor wspolnotowy
zostato udzielone w klasyfikacji lokarnenskiej 25.1 - Ptytki dachowe (d: kopia $wiadectwa
ochronnego na wzdér wspolnotowy o numerze 003234525-0001 - jako zatacznik nr 2 do
pozwu wzajemnego - K. 618-619). Wzor ten byt udostepniony publicznie wczesniej niz wzor
wspolnotowy o numerze 006202198-0039 nalezacy do uprawnionego. Wzor wspodlnotowy o
numerze 003234525-0001 zostat zarejestrowany w EUIPO z pierwszenstwem od dnia 22
czerwca 2016 r., podczas gdy wzor wspdlnotowy o numerze 006202198-0039 zostal
zarejestrowany z pierwszenstwem od dnia 8 lutego 2019 r,, tj. ponad 2 lata i 7 miesiecy
pozniej niz wzor wspolnotowy o numerze 003234525-0001. Wzor wspdlnotowy o numerze
003234525-0001 jest identyczny z wzorem wspdlnotowym uprawnionego o0 numerze
006202198-00309.

Drugi powdd to niewaznos¢ wzoru wspoélnotowego o nr 006202198-0039 wynikajaca
Z wczesniejszego Wwyjawienia wzoru wspoOlnotowego o numerze 004566651-001
zarejestrowanego na rzecz B.. Zdaniem B., uprawniony zgtosit wzor wspdlnotowy o numerze
006202198-0039 do rejestracji w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w
dniu 8 lutego 2019 r. Dokonujac zgloszenia uprawniony nie zastrzegl innej daty
pierwszenstwa, zatem ocen¢ nowos$ci 1 indywidualnego charakteru tego wzoru nalezy
przeprowadzi¢ na dzien 8 lutego 2019 r. A jak wynika z $wiadectwa ochronnego na wzor
wspolnotowy o numerze 004566651-0001, wzor ten zostat zgloszony do rejestracji w dniu 28
grudnia 2017 r. Prawo z rejestracji na ten wzor wspdlnotowy zostato udzielone zatem w dniu
28 grudnia 2017 r. w klasyfikacji lokarnenskiej 25.1 1 25.2 - Pokrycia dachowe, Dachowki,
Dachy. Wzor ten zostal w petni ujawniony w dniu 4 stycznia 2018 r. (d: kopia swiadectwa
ochronnego na wzér wspolnotowy o numerze 003234525-0001 - jako zatacznik nr 2 do
pozwu wzajemnego k. 955-959).

Zdaniem Sadu Okregowego w niniejszym postepowaniu niedopuszczalny jest zarzut
niewaznosci wzoru z powolaniem si¢ na oba wyzej wymienione przypadki. Co prawda,
zgodnie z utrwalonym w orzecznictwem, Sad II Instancji obowigzany jest - przy
uwzglednieniu unormowan zawartych w art. 381 1 art. 382 k.p.c. — bra¢ pod uwage zmiany w
stanie faktycznym i prawnym sprawy, wpltywajace na tres¢ orzeczenia (por. wyrok SN z 10
pazdziernika 2012 r., 11 PK 65/12, wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., 11 CSK 614/11, wyrok SA
w Biatymstoku z dnia 11 grudnia 2012 r., IIl AUa 688/12). A zgodnie z nakazem wyrazonym
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w tresci art. 397 § 2 k.p.c. powyzsza zasada odnosi si¢ w rOwnym stopniu do post¢gpowania
toczacego si¢ na skutek zazalenia przed Sadem II Instancji. Powyzsze rozwazania per
analogiam znajduja zastosowanie w przypadku rozpoznawania zazalenia przez inny sktad
Sadu Okregowego. Niemniej, niniejsza sprawa jest sprawag o zabezpieczenie roszczen, a
zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporzadzenia ,, w postepowaniu dotyczgcym srodkow tymczasowych,
wlgcznie z zabezpieczajqcymi, dopuszczalny jest zarzut niewaznoSci wzoru wspolnotowego
podniesiony w inny sposob niz w drodze powodztwa wzajemnego. Art. 85 ust. 2 stosuje sie
odpowiednio”. Odwotanie do odpowiedniego stosowania art. 85 ust. 2 rozporzadzenia,
zawarte w art. 90 ust. 2 rozporzadzenia skutkuje tylko dodaniem wymogoéw dotyczacych
domniemania wazno$ci niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego rowniez w postepowaniu
dotyczacym $rodkow tymczasowych i1 zabezpieczajacych, a zatem przepis ten nie ma
zastosowania w niniejszej sprawie. Istotny dla niniejszego post¢powania jest za to zapis art.
85 ust. 2 rozporzadzenia, wedlug ktorego ,, W postepowaniu dotyczgcym powddztwa 0
naruszenie lub powodztwa przeciwko dziataniom grozgcym naruszeniem zarejestrowanego
wzoru wspolnotowego sqdy w sprawach wzorow wspolnotowych uznajg wzor wspolnotowy za
wazny. Waznos¢ wzoru wspolnotowego moze zosta¢ zakwestionowana jedynie w drodze
powodztwa wzajemnego o uniewaznienie. Jednakze zarzut niewaznosci wzoru wspolnotowego
podniesiony nie w drodze powodztwa wzajemnego jest dopuszczalny, o ile pozwany powolta
sig na to, ze wzor wspolnotowy powinien zosta¢ uzmnany za niewazny na podstawie
przystugujgcego mu wcezesniejszego krajowego prawa ze wzoru, w rozumieniu art. 25 ust. 1
lit. d).”

Zatem waznos$¢ prawa do wzoru zarejestrowanego moze by¢ kwestionowana jedynie
w formie pozwu wzajemnego, z zastrzezeniem art. 85 ust. 1 zdanie trzecie rozporzadzenia, t;.
gdy zarzut opiera si¢ na przystugujacym pozwanemu wcze$niejszym prawie krajowym do
wzoru w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d rozporzadzenia. W pozostatym zakresie domniemywa
si¢ waznosci prawa do wzoru zarejestrowanego. Domniemanie, w zakresie nieobjgtym
wyjatkami, jest domniemaniem niewzruszalnym. Powyzsze reguly znajduja odpowiednie
zastosowanie w postepowaniu zabezpieczajacym.

Konkludujac, skoro prawa od wczesniejszych wzorow wspolnotowych w stosunku do
wzoru nr 006202198-0039 przystuguja w jednym przypadku spodtce majacej siedzibe w
Rumunii oraz w drugim przypadku uprawnionemu, a nie skarzagcemu to skarzacy w
postepowaniu zabezpieczajagcym nie moze powotywaé si¢ na zarzut niewaznosci prawa

wspoOlnotowego.
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Takze nie sa trafne twierdzenia obowigzanego, jakoby przystugiwato mu prawo
wynikajace z uprzedniego uzywania, uprawniajace go do wykorzystania wzoru. Obowigzany
bowiem zarzuca, ze w zwigzku z wykonaniem pewnych czynno$ci przed datg rejestracji
WzOoru uprawnionego, przystuguje mu tzw. prawo uzywacza uprzedniego w zakresie wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego na rzecz Uprawnionego, a w konsekwencji nie moze by¢
mMOwWyY 0 naruszeniu przez niego prawa do wyzej wymienionego Wzoru (art. 22 ust 1
rozporzadzenia). Sad Okregowy podziela poglad Sadu I Instancji, iz dokumenty ztozone przez
obowigzanego nie wykazuja przystugiwania obowigzanemu prawa do korzystania ze wzoru
wspolnotowego Uprawnionego na podstawie regulacji o uzywaczu uprzednim. Obowigzany w
zadnym z zalagczonych dokumentéw nie przedstawil postaci produktu wedhug wzoru
blachodachéwki OPUS, w zakresie ktéorego miat podjaé opisane w toku postgpowania
czynnosci przygotowawcze majace na celu powstanie nowego produktu. Przywolywany przez
obowigzanego rysunek techniczny, opatrzony datag 09.11.2017 r. nie przedstawia wzoru
blachodachéwki mogacego stanowi¢ przedmiot poréwnania z wzorem wspdlnotowym
zarejestrowanym na rzecz uprawnionego. Rysunek techniczny przedstawiony przez
obowigzanego prezentuje jedynie rzuty poziome, pionowe oraz szczeg6t krycia majacego w
przysztosci powsta¢ produktu, niemniej z rysunku tego w zaden sposob nie wynika, ze
dotyczy on blachodachowki OPUS lub tez innej blachodachéwki cechujacej si¢ elementami
zastrzezonym 1 we wzorze wspolnotowym uprawnionego. Rysunek ten jest rysunkiem
ptaskim i nie przedstawia wzoru, ktéry moglby zosta¢ inkorporowany w blachodachowce
obowigzanego. Szczegdlowa analiza wskazanego przez obowigzanego rysunku technicznego
prowadzi do wniosku, ze ilustruje on zupehlie inng blachodachéwke niz blachodachowka
OPUS. Rysunek obowigzanego przedstawia jedynie jeden rzad plyty blaszanej, za to wzor
wspoOlnotowy Uprawnionego oraz blachodachéwki OPUS charakteryzuja si¢ tym, Zze maja
wyglad nachodzacych na siebie pod katem zblizonym do kata prostego dwoch plyt
blaszanych uksztaltowanych w ten sposob, ze przypominaja potozone obok siebie w linii
poziomej dachoéwki. Innymi stowy, rysunek przedstawia blachodachéwke jednomodutows,
podczas gdy blachodachéwka OPUS oraz wzor wspdlnotowy Uprawnionego przedstawiaja
produkt dwumodutowy. Nie ma podstaw do kwestionowania, iz W 2017 r. obowiazany
zakupit maszyne do produkcji blachodachéwki, ale pozwany nie wykazal aby byla to
maszyna dedykowana do produkcji blachodachowki OPUS. W czasie organizacji zakupu
maszyny nie dysponowal nawet szkicem przypominajagcym blachodachéwke OPUS,
niemozliwym wigc bylo aby nabyl maszyne do jej produkcji. A skoro szkice z 2017 r., ktore

zostaly przedstawione przez Obowigzanego pokazywaly produkt sktadajacy sie z jednego

16



modutu, posiadajacego szereg odmiennosci w stosunku do wzoru wspolnotowego nalezacego
do uprawnionego, zamoéwiona maszyna mogta produkowaé jeden arkusz blachodachowki, to
jej nabycie nie moze by¢ traktowane jako powazne przygotowanie do produkcji
dwumodutowej blachodachéwki OPUS, a by¢ moze do innego jednomodutowego produktu,
ktorego szkic zostat przygotowany w 2017 r. Przemawia za tym spostrzezenie, ze na zadnym
etapie podejmowanych przez obowigzanego dziatan, ktore miaty trwac blisko 2 lata nie
pojawia si¢ projekt wzoru blachodachowki, ktora obecnie jest kwestionowana przez
uprawnionego.

Nie jest trafny zarzut skarzacego, jakoby uprawniony nie uprawdopodobnil interesu
prawnego w zabezpieczeniu. Uprawnionemu przystuguje wytaczne prawo do uzywania
zarejestrowanego wzoru, a ochrona tego prawna nie moze ogranicza¢ si¢ do rekompensaty
szkod, ktore moga powsta¢ w przysziosci. Pierwszym $rodkiem ochrony jest zapewnienie
uprawnionemu korzystania z prawa w naturze, co w niniejszym przypadku oznacza natozenie
zakazow na obowigzanego by nie naruszat prawa uprawnionego.

Nie jest trafny zarzut skarzacego, jakoby nie bylo konieczne do odwrdcenia grozacej
szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutkéw zabezpieczenie roszczenia
zmierzajacego do zaspokojenia roszczenia zakazowego. Ustawodawca przewidziat wyjatki od
og6lnej reguly, zgodnie z ktérg zabezpieczenie nie moze zmierza¢ do zaspokojenia
roszczenia, dopuszczajac w zakresie roszczen niepieni¢znych mozliwos¢ zabezpieczenia o
charakterze nowacyjnym. Jak bowiem wskazuje si¢ w literaturze, Sad na podstawie art. 755 §
1 k.p.c., moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikéw postgpowania na czas
trwania postgpowania poprzez ustanowienie zakazu wytwarzania, oferowania i zbywania
przedmiotéw lub praw objetych postgpowaniem. Sad moze takze zabezpieczy¢ roszczenia
poprzez zaj¢cie przedmiotow. Konsekwencja tego rodzaju zabezpieczenia jest stworzenie
nowej, prowizorycznej sytuacji, trwajacej az do rozstrzygnigcia sprawy. W takiej sytuacji
zabezpieczenie polega czgstokro¢ na tymczasowym udzieleniu wierzycielowi ochrony
prawnej, o treSci tozsamej z ochrong, jakg ma zapewni¢ mu przyszie orzeczenie
rozpoznawane w postgpowaniu glownym (zabezpieczenie antycypacyjne), przy czym ochrona
ta ma ograniczony czasowo charakter. Sad I instancji wydat zatem stuszne rozstrzygniecie, a
powolany przez Obowigzanego jako podstawa zarzutu przepis art. 731 k.p.c. nie ma w
niniejszej sytuacji zastosowania.

Z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. wzw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z

art. 13 § 2 k.p.c., Sad Okregowy orzekt jak w pkt 2 sentencji.
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sedzia Agnieszka Matlak

sedzia Marian Kociolek

sedzia del. Krzysztof Kurosz
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